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Ⅰ はじめに
租税法は私的経済取引を課税の対象としているが，それらの経済取引は通常の場
合には私法によって規律されている。課税要件法である租税実体法は，民法等の私
法により規律される私法上の法取引を前提に課税要件規定を構成している1。
知的財産権取引は知的財産法によって規律されていることから，課税は知的財産
法上の法律関係に即して行われる。
ところで，知的財産法の目的は，知的財産権創作者に適正な対価（インセンティ
ヴ）を受ける機会を提供することにある。知的財産法は，民法上の法律関係を，特
別な法律関係に修正している。知的財産権取引は特別法としての知的財産法により
規律されている。
我が国の租税法では，知的財産権取引に対する課税要件規定を準備していないこ
とから，知的財産権取引も，通常の取引と同一の課税上の取扱いがなされる。インセ
ンティヴの付与という知的財産法の目的に意を用いた租税制度が設計されていない。
知的財産法から見ると，課税要件法の不備に基因した不合理な課税上の取扱いに
よって，知的財産権創作者に対するインセンティヴ効果の減退を招くことが危惧さ
れる。
知的財産権取引に対する課税を考える場合には，課税の公平の実現（租税法の立
法目的）と，インセンティヴ効果（知的財産法の立法目的）のいずれを優先すべき
かが問われている。
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● 論　　説 ●
１　増田英敏『リーガルマインド租税法第４版』86頁（成文堂，2013年）。
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もっとも，租税法の解釈・適用過程からは，私法上の法律関係に即して租税法律
関係は構築されなければならないことから，知的財産権取引の課税問題は，まずは
適正な知的財産法上の法律構成を行うことによって解決すべきである。厳格な租税
法の解釈・適用の結果生じたインセンティヴ効果の減退は，租税法解釈の限界であ
り，それは立法により解決すべきである。合理的な知的財産権取引課税を法規定に
より明確化することによって，租税行政庁の恣意性が排除され，納税者の権利であ
る租税法律関係における予測可能性と法的安定性が確保されるのである。筆者の問
題意識はこの点に凝縮される。
本稿の目的は，アメリカ合衆国における知的財産の特徴が租税法律関係に与える
影響とその問題を検討し，我が国の知的財産権取引の課税問題のうち，租税法と知
的財産法の関係の問題，具体的には，租税法の解釈・適用過程で生じる知的財産権
取引に固有の問題を明らかにすることにある。
本稿の構成は以下のとおりである。Ⅱでは，租税法と知的財産法の関係に焦点を
当て，我が国の租税法の解釈・適用上では，いかなる場面で知的財産権取引の課税
問題が生じるかを明らかにする。Ⅲ，Ⅳでは，アメリカでの知的財産権取引課税に
おける知的財産の特徴が課税上の取扱いに与える影響を検討する。Ⅲでは，特許，
著作権，商標，営業秘密の各知的財産の類似点と相違点を概観する。Ⅳでは，知的
財産の類似点，相違点に着目した課税上の取扱いとその問題点を明らかにする。
Ⅴでは，アメリカでの知的財産権取引に対する課税上の取扱いを整理したうえで，
アメリカ租税法から示唆を得て，我が国の知的財産権取引課税の在り方を提示する。
Ⅱ　租税法の解釈・適用過程と知的財産権取引—租税法と知的財産法の
関係
知的財産権取引課税では，取引対象である知的財産権に基因した様々な問題が生
じている2。例えば，職務発明に係る報償和解金（特許法35条にいう「相当の対価」）
が譲渡所得あるいは雑所得のいずれの所得区分に分類されるべきかをめぐって，報
償和解金の法的性質が争われた事件3などがある。もっとも我が国では，知的財産
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２　知的財産権取引をめぐる課税問題には，①租税法と私法の関係の問題，②知的財産権の帰属
の問題，③知的財産権の評価の問題がある（拙著『知的財産権取引と課税問題』32頁以下（成
文堂，2013年）参照）。
３　東京高判平成24年４月26日訟月59巻４号1143頁（控訴審），東京地判平成23年10月14日税資
261号順号11785（第一審）。本件第一審の評釈としては，伊川正樹「譲渡所得における実現の
権取引をめぐる課税問題が顕在化することが少なかったことから，知的財産権取引
と他の資産取引との異同を十分に認識した議論がほとんどなされていない4。
そこで本章では，租税法と知的財産法の関係を踏まえて，いかなる場面で知的財
産権取引の課税問題が生じるかを検討する5。
租税法と私法の関係について，我が国では活発な研究がなされてきた6。例えば，
金子宏教授は，「租税は，もともと，私的部門で生産され蓄積された富の一部を，
公的欲求の充足のために国家の手に移すための手段であって，各種の私的経済生活
上の行為や事実を対象として課税されるが，これらの行為や事実は，第一次的には
私法によって規律されており，租税法がこれらの行為や事実をその中にとり込むに
当たっては，これらを生の行為や事実としてではなく，私法というフィルターを通
して─ということは私法を前提としてそれを多少ともなぞる形で─とり込まざるを
得ない場合が多い。そのため，租税法は，程度の差はあれ宿命的に私法に依存する
関係にあり，租税法の立法においても，その解釈・適用においても，私法との関係
がたえず問題となるのである。」7と述べられ，私法上の法律関係を前提に租税法律
関係が構築されていることを明らかにされるとともに，租税法と私法の関係は，租
税法の解釈・適用過程だけでなく立法過程でも問題となると指摘されている8。
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意義と譲渡所得の性質」名城法学62巻２号１頁以下（2012年）。拙稿「判批」島第法学56巻４
号161頁以下（2013年）など参照。
４　最近は無形資産取引に対する移転価格税制の適用をめぐる課税問題が頻発している。例えば，
拙稿「無形資産の国外関連者間取引における独立当事者間価格の算定方法」税務弘報60巻10号
158頁以下（2012年）参照。
５　知的財産権取引の課税問題をめぐって，租税法と私法の関係を指摘した文献としては，拙
著・前掲注２・32頁以下参照。
６　租税法と私法の関係をめぐる問題を検討した文献としては，金子宏『租税法理論の形成と解
明上巻』385頁以下（有斐閣，2010年），水野忠恒『所得税の制度と理論─『租税法と私法』論
の再検討─』２頁以下（有斐閣，2006年），渕圭吾「租税法と私法の関係」学習院大学法学会
雑誌44巻２号13頁以下（2009年）など参照。
７　金子・同上書・385頁。
８　金子宏教授は，借用概念の問題と租税回避の問題の検討を踏まえて，「借用概念の解釈や租
税回避行為の否認の問題は，法的安定性ないし予測可能性と公平負担原則との対立の問題とし
て議論されるのが普通であるが，この二つは，ともに租税法学の永遠の課題であり，一方の犠
牲において他方を保護するのは不適当であって，その両立が図られなければならない。問題が
生じた場合にまず解釈による解決の可能性が検討されるべきであることは当然であるとして
も，解釈による解決には限界があり，一時しのぎの対策とならざるを得ない場合が多い。これ
に対して，立法による解決は，前述のように，法的安定性ないし予測可能性の要請と公平負担
この金子教授が明らかにされた租税法と私法の関係を踏まえて，増田英敏教授は，
租税法の解釈・適用過程を以下のとおり整理されている。すなわち，同教授は，
「租税法の適用は，通常，以下の①から⑥のプロセスを経ることにより行われると
いうことができる。
①経済取引事実の発生
②要件事実の認定
③私法上の法律構成（契約解釈……売買，交換，贈与等）
④租税実体法の発見（所得税法，相続税法等）
⑤租税実体法の解釈
⑥租税実体法の適用
租税法の適用過程は，①の『事実認定』の作業から，③の私人間で行われた経済
取引が民法上の売買の要件を充足しているのか，贈与の要件を充足しているのか
といった『私法上の法律構成』がまずなされる。次いで，④のその法律構成に該当
する課税要件規定の選択がされ，⑤の該当する課税要件規定の適正な解釈を経て，
⑥の課税要件規定の適用にいたる。ここで確認すべきは，私法上の法律関係が構成
され，その法律関係に基づいて租税法の課税要件規定の当てはめが行われるという
点である。」9と述べられている。
租税法の解釈・適用過程では，経済取引の私法上の法律構成（契約解釈）がなさ
れ，その法律構成に該当する租税法規定の解釈が行われ，最後に租税法規定への適
用（当てはめ）が行われる。そうすると，租税法の解釈・適用上の問題は，①事実
認定の問題，②課税要件の導出をめぐる租税法解釈の問題，③要件事実への課税要
件の当てはめの問題の３つに整理することができる10。
知的財産権取引課税でも他の資産取引課税と同様に，租税法規定の解釈の問題が
生じる。しかし，知的財産権取引に対する特別規定がほとんど準備されていないこ
とから，租税法規定の解釈をめぐって，知的財産権取引に固有の課税問題が生じる
ことは少ない。知的財産権取引の課税問題の多くは，①事実認定の問題，③要件事
実への課税要件のあてはめの問題である。とりわけ，①事実認定の問題である私法
170 専修ロージャーナル　第10号 2014. 12
の要請とを同時に満足させることができ，その意味ですてがたいメリットをもっている。」
（同・同上書・416頁）と述べられ，租税法の解釈・適用の限界と，立法による解決の必要性を
指摘されている。租税法の解釈・適用過程は，立法問題と区別して理解されなければならない。
９　増田・前掲注１・87頁。
10　増田・同上書・184頁。
上の法律構成（契約解釈）の問題に集約される。
この点について，水野忠恒教授は，所得税の所得区分をめぐる問題を指摘されて
いる。すなわち，同教授は，「所得区分においてもっとも議論の余地があるのは，
著作権ないし特許権等の知的財産権を手放す場合，実質的に譲渡したものとみられ
る場合である。著作権者や特許権者が著作権・特許権を譲渡すること，つまり無体
財産の譲渡は，やはり，資産の譲渡であり，所得税法においては譲渡所得を構成す
るものと考えられるのである。…中略　著作権の場合には，著作権者が出版社に出
版権を許諾した場合には，通常，出版権の許諾の対価は事業所得かあるいは雑所得
となると考えられるのであるが，出版権の許諾が実質的には著作権の譲渡を意味し，
その対価として一時金を取得する場合には，通常の著作権の対価のように事業所得
となるのであろうか，それとも，このような場合には，譲渡所得となるのであろう
か。実務上も問題となるところである。」11と述べられ，知的財産権取引の私法上の
法律構成（契約解釈）の重要性を指摘されている。
もっとも，私法上の法律構成（契約解釈）をめぐる問題は知的財産権取引に固有
の問題ではない。例えば，ある取引が売買契約あるいは補足金付交換契約のいずれ
に該当するかが争点とされた岩瀬事件12では，私法上の法律構成をめぐる問題が争
われている。
私法上の法律関係を前提に租税法律関係を構築するという租税法の解釈・適用
過程からは，租税法上では，私法上の法律関係をいかに構成すべきかとの問題（租
税法上の契約解釈の問題）が必然的に生ずる。この点について，私法関係準拠主義13
の下では，まずは私法上の法律構成がなされ，その法律関係にしたがって租税法
律関係が構築されるべきであると理解されている。
すなわち，憲法30条と84条を法的根拠とする租税法律主義は，租税行政庁の恣意
的課税の排除を目的としている。租税法独自の契約解釈を認めた場合には，租税法
の解釈・適用過程に租税行政庁の恣意性が介入するおそれがある。納税者の予測可
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11　水野忠恒「知的財産権にかかる課税問題」日本国際経済法学会年報４号99頁（1995年）。
12　最決平成15年６月13日税資253号順号9367（上告審），東京高判平成11年６月21日訟月47巻１
号184頁（控訴審），東京地判平成10年５月13日訟月47巻１号199頁（第一審）。評釈としては，
増田英敏『租税憲法学第３版』312頁以下（成文堂，2006年），占部裕典「判批」判例時報1703
号（判例評論495号）180頁以下（2000年），谷口勢津夫「判批」租税判例百選第５版38頁以下
（2011年）など参照。
13　谷口勢津夫「司法過程における租税回避否認の判断構造─外国税額控除余裕枠利用事件を主
たる素材として─」租税法研究32号60頁以下（2004年）。
能性と法的安定性を確保するためには，私法上で行われる契約解釈と異なる解釈が
行われるべきではない。租税法領域で独自の私法上の法律構成を行うことは明確に
否定されるべきである14。
知的財産権取引も他の資産取引と同様に，知的財産権取引を統制する知的財産法
領域における知的財産権取引の契約解釈に基づいて，租税法律関係が構築されるべ
きである。ところが実際には，知的財産権取引課税をめぐって，租税法独自の契約
解釈がなされているのではないかとの指摘がある15。
この問題に関連して，中里実教授は，「無体財産権の移動に伴い支払われる金銭
は，譲渡の対価，ライセンスの際の使用料，人的役務提供の対価と様々であるが，
特に，譲渡の対価と使用料の間の限界線は必ずしも，明確ではなく，経済的実体を
同じくする取引であっても，それが譲渡とライセンスのいずれであるかにより課税
上の効果が異なるところから複雑な問題が生ずる。」16と述べられ，納税者の選択し
た法形式の差異よって，同一の経済的効果を達成しつつも，異なる課税結果が生じ
る場合があると指摘されている。
知的財産法は，知的財産権取引を促進することにより，知的財産権創造者に対し
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14　この問題は，租税回避行為の否認の問題として議論される。納税者の選択した法形式をその
ままの形で認めると課税の公平を担保できないとして租税法独自の契約解釈が容認されるべき
であるとする見解がある。この点については，拙稿「租税回避行為の否認論の再検討─事実認
定による租税回避行為の否認の可否の問題を中心に─（２・完）」専修法研論集44号１頁以下
（2009年）参照。
15　木棚照一教授は，「知的財産の研究者の立場から税法の専門家の方々の論文を読んでいます
と，知的所有権の存否やライセンス契約の内容等に立ち入らずに，税法独自の基準で課税等を
考えていくべきだという論調が見られます。もちろん税法独自の見方を一切認めないというわ
けではありませんが，知的財産の問題は税法適用の先決問題なのですから，原則的にはそれぞ
れの問題，知的財産権の規定あるいはライセンス契約を解釈する必要があり，それを適用して
考えていくことが必要だと考えています。」（同『テクノロジー革新と国際税制』（清文社，
2001年））と指摘されて，租税法領域では知的財産権取引の契約解釈の理解が不十分であると
指摘されている。
シルバー精工事件（最判平成16年６月24日訟月51巻６号1654頁（上告審），東京高判平成10
年12年15日訟月45巻８号1553頁（控訴審），東京地判平成４年10月27日行集43巻10号1336頁
（第一審））を素材に，知的財産権取引の契約解釈を明らかにした文献としては，石黒一憲「ボ
ーダーレス・エコノミーへの法的視座　特許権等の使用に関連する国際的支払と日本の源泉課
税─シルバー精工事件一審判決に対する疑問（上）・（下）」貿易と関税42巻２号48頁以下，３
号42頁以下（1994年）参照。
16　中里実『国際取引と課税─課税権の配分と国際的租税回避』110頁（有斐閣，1994年）。
て適正な対価を受ける機会を提供することを目的としている17。このため知的財産
法は，知的財産権という権利を人工的に創出し，知的財産権の発生から消滅までを
規定するだけでなく，その経済的利用も法定することによって，知的財産権取引を
統制している。
例えば，特許法は，特許の移転（98条１項１号），実施許諾（78条（通常実施権），
77条（専用実施権）），担保化（98条１項３号）について規定している。専用実施権
を設定した場合には，特許権者は特許権を保有し続ける一方で，専用実施権者は，
設定を受けた範囲内で，他者に対する排他権を取得し，差止等請求権，損害賠償請
求権をも取得し，特許法上で特許権者と同様の保護を受ける地位を有する18。
専用実施権者は，形式的には特許権の専用実施権設定契約（ライセンス契約）の
法形式を選択しているが，特許権の譲渡と同一の経済的効果を達成している。この
取引で生じた経済的利得は，キャピタル・ゲイン（譲渡所得）あるいは使用料（ラ
イセンス料）のいずれで課税されるべきかを決定するのは非常に難しい19。
以上を踏まえて，租税法と知的財産法の関係の問題を以下のとおり整理できる。
知的財産権取引は他の資産取引と同様に，私法上の法律関係を前提に租税法律関
係が構築される。租税法の解釈・適用過程からは，知的財産権取引の課税問題は，
事実認定の問題である私法上の法律構成（契約解釈）の問題に集約される。
租税法の解釈・適用過程における租税行政庁の恣意性の介入を阻止するために
は，租税法独自の契約解釈は認められず，私法上と同一の契約解釈がなされるべき
である。租税行政庁の恣意的課税が排除されることによって，納税者の予測可能性
と法的安定性が確保される。
租税法は私的経済取引を課税の対象としているのであるから，課税は私法上の法
律行為を前提に行われる。知的財産権取引課税では，知的財産権取引を統制する知
的財産法にしたがった適正な契約解釈が行われるべきであると確認できた。
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17　特許法は，一定の実施行為に対して特許権という排他権を付与することによって，特許権者
に市場の需要を利用する機会及び決定権限を与えている（田村善之『知的財産法第５版』303
頁以下（有斐閣，2010年）。
18　田村・同上書・319頁。
19　知的財産権取引における使用料と譲渡の対価との区別が不明確であることは，租税法上の
解釈問題にも影響が及ぶ。例えば，使用料と譲渡収益との区別に基因して「譲渡」の意義をめ
ぐる紛争が生じる。この点については，小松芳明「工業所有権等の使用料と譲渡収益に区分と
課税関係─国内税法および租税条約上の『譲渡』概念の究明─」法学新報98巻１・２号133頁以
下（1991年）参照。
Ⅲ　知的財産取引の特徴—知的財産の類似点と相違点
アメリカでは知的財産取引の課税問題の議論が体系的に整理・研究されている20。
租税法規定は伝統的に有形資産に対する課税を念頭においている。知的財産取引
の課税関係を構築する過程での初期の手続上の不調和をめぐる根本的な原因
（underlying causes of early procedural dissonance between intellectual property
and taxation）は，有形資産課税の原理・原則を知的財産取引課税に適用する点に
あった21。
具体的には，主に３つの原因で生じていた。第１は，無形資産である知的財産が，
課税上では（tax purposes）分離可能な資産（separable property）として構成され
る場合，あるいは，各知的財産の資産概念が両立しないこと（competing concepts
of property）に基因して異なる課税結果が生じうる場合という，具体的な場面を明
確にすることの困難性である。第２は，適切な課税結果を決定して，将来的な指針
（future guidance）の枠組みを発展される中で，各知的財産の実質的な類似点と相
違点を調整すること（reconciling）の困難性である。第３は，課税上，知的財産の
無形資産としての法的帰属（intangible legal attributes of intellectual property）に
相対する，知的財産を具体的に表現する有形の媒体（tangible media）との関係を
確立することの困難性である22。
本章および次章では，アメリカにおける知的財産取引の課税問題のうち，前述し
た第２の問題である，各知的財産の実質的な類似点や相違点が課税上でいかに評価
され，課税上の取扱いが決定されるかを検討する23。本章ではまず，各知的財産の
類似点と相違点を概観する。
１　各知的財産の類似点
知的財産24という用語は，一般に，特許（patents），著作権（copyrights），商標
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20　アメリカにおける知的財産取引の課税問題を体系的に整理，検討している文献としては，
See, Jeffrey A. Maine, Xuan-Thao N. Nguyen, Intellectual Property Taxation: Transaction and
Litigation Issues, (2003).
21 Xuan-Thao Nguyen, Jeffrey A. Maine, The History of Intellectual Property Taxation: Promoting
Innovation and Other Intellectual Property Goals?, 64 S.M.U. L. Rev. 795, 798 (2011).
22 Id. at 798, 811-830.
23 本章及び次章の記述は，Id. at 818-827に多くを負っていることを付しておく。
24　本稿では，知的財産権と知的財産を同義で用いている。用語の定義については，拙著・前掲
（trademarks），企業秘密（tradesecrets）の４つを指している25。知的財産の用語は
1854年にDavoll et al. v. Brown事件判決の中で初めて言及された26。もっとも，知的
財産の用語は19世紀に初めて用いられる以前から，知的財産自体は存在していた。
例えば，著作権の法体系は18世紀に発展しており，商標法の歴史は，古代ローマや
ギリシャという数千年前に遡る27。
特許，著作権，商標，営業秘密という伝統的な各知的財産は共通する性格を共有
している28。
第１の類似点は，抽象的な存在である知的財産の物質的な形状による具体化であ
る。知的財産はすべて無形の人的資産（intangible personal property）であり，物
質的な形状（physical form）を有しない。土地を触れたり，土の手触りを感じるよ
うに，知的財産を実際に触れたり，感じることはできない29。
創造的（創作的）な存在（creative existence）である知的財産は，一般に物質的
な形状に依存している。典型的な例として，商標であるコカ・コーラ（Coca-Cola）
という文字が赤い飲料缶に現れたとき，それが，世界的に製品を認識させる強力
な象徴となるのである30。
無形資産である知的財産は，可視的に把握できない抽象的な存在である。この抽
象的な存在である知的財産が物質的な形状によって具体的に表現されることによっ
て，人々は知的財産の存在を可視的に認識することが可能となる。
第２の類似点は，世界中での知的財産の製品化である。抽象的な存在である知的
財産を具体的に表現する物質的な形状またはデジタル式の形状（digital forms）が
移動し，存在するいたるところに，知的財産は現存している31。
知的財産は世界中で簡単に再現，増殖，頒布されうる（can easily be duplicated,
multiplied, and distributed world wide）という特徴を持っている。知的財産の所
有者（owners）やライセンスの授権者（authorized licensees），そして頒布者
（distributors）は，特許，著作権，商標，営業秘密によって保護された（covered）
我が国の知的財産権取引課税をめぐる法の不備の検証　　175
注２・19頁以下参照。
25 See, Bryan A. Garner ed. Black’s Law Dictionary, 824-825 (8th ed. 2004).
26 Davoll v. Brown, 7F. Cas. 197, 199 (1845).
27 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 799.
28 See, Xuan-Thao N. Nguyen, Bankrupting Trademarks, 37 U.C. Davis L. Rev. 1267, 1297-98 (2004).
29 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 818.
30 See, Id. at 818.
31 See, Id. at 819.
製品を複製，製造，頒布することができる（can copy manufacture, and distribute）
からである32。
知的財産は可視的に把握できない抽象的な存在であるにもかかわらず，知的財産
を具体化した製品は世界中いたるところに存在し，目にすることができる。知的財
産の複製等の容易性は注目すべき特徴である。
第３の類似点は知的財産の排他性である。知的財産は，独占権（exclusivity rights）
に関して，いくつかの類似性を共有している。ある人，グループまたは企業が知的
財産に関する権利を保有する場合には，他者は当該権利を持つことができない33。
同一あるいは類似の（the same or similar）製品またはサービスに対する同一あ
るいは類似の（an identical or similar）商標の使用が，顧客に混乱を生じさせるよ
うな場合には，商標の所有者は，当該使用を行う他者を排除する権利を持つ34。
具体的には，特許法154条（a）（１）は，「内容─ すべての特許は，条文を参考
にする発明の簡単な名称を包含し，米国において，他人が特許発明を，生産し，使
用し，販売のために提供し，または販売すること，あるいは米国に輸入する行為，
および，もし発明が方法の場合は，その方法によって生産された製品を米国におい
て，使用し，販売のために提供し，または販売し，あるいは米国に輸入する行為を
排除する権原を，詳細は明細書に従い，特許権者，相続人，または承継人に付与す
るものである。」35と規定している。特許の所有者は，特許で保護された製品を使用，
生産，販売，または輸入することから他者を排除することができる36。
著作権の所有者は，複製し，派生著作物を作成し，著作物を頒布し，著作物を公
に実演し，そして，著作物を公に展示すること（to make copies, prepare derivative
works, distribute the copyrighted works, publicly perform the work, and publicly
display the work）に対する排他的権利を持つ37。
営業秘密の所有者は，他者の営業秘密の無権限使用（unauthorized use）に対し
て，不正目的使用の訴訟（misappropriations case）を提起することができる38。
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32 See, Id. at 819-820.
33 See, Id. at 820.
34 See, Id. at 820.
35 35 U.S.C. §154(a)(1). （ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説第６版』241頁（発明推進協会，
2013年））。
36　See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 820.
37 See, Id. at 820. 17 U.S.C.A. §106.
38 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 820. See, e.g., McRoberts Software, Inc. v. Medea 100,
以上のとおり，特許，著作権，商標，営業秘密の各知的財産は，①抽象的な存在
である知的財産は物質的な形状によって具体化され可視化されること，②世界中で
知的財産の製品化が行われていること，③知的財産は排他的権利を有すること，と
いう３つの類似点がある。とりわけ，知的財産取引の課税問題では，③の知的財産
の排他性は重要な特徴である。各知的財産の財産的価値は，知的財産を具体的に表
現する物質的な形状に由来するのではなく，知的財産の所有者がその無断利用から
他者を排除することによって生じる独占的利用の利益を意味しているからである。
２　各知的財産の相違点
（１）各知的財産の保護に関する憲法上の根拠規定
各知的財産には共通する性格があるが，多くの相違する性格もある。まずは，各
知的財産の保護に関する憲法上の根拠規定の違いである。
アメリカ合衆国憲法１条８節８号は，「一定の期間，著作者および発明者に各々
の著作および発明についての独占的権利を保障することにより，科学および有用な
技芸の発展を促進すること。」39と規定して，連邦議会の権限の一つに，特許および
著作権の保護を掲げている。同規定を踏まえて，「ワシントン大統領は，新しい国
家における創造的な取組みを奨励するために，特許および著作権を保護するための
法律を制定するよう議会を説得して，議会は国家の特許および著作権の規定の最初
の一節で応じた。」40と説明されている。
特許および著作権に対する憲法規定は，誕生したばかり国家に向けての，特許お
よび著作権の保護に関する憲法創設者たちの大きな意図を鮮明したものである41。
科学と有用な技芸の発展を促進するという目的を達成するために，特許および著作
権には，合衆国憲法によって命じられた特別な権利付与がなされている42。
特許および著作権と異なり，連邦議会は，商標と営業秘密の保護に対する憲法上
の権限を有しない。そこで，連邦議会は，合衆国憲法１条８項３号の州際通商条項
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Inc., 329 F.3d. 557, 569 (2003).
39 U.S. Constitution art.Ⅰ, §8, cl. 8. （阿部照哉・畑博行『世界の憲法集第４版』７頁以下（有
信堂，2009年））。
40　J. Wesley Cochran, It Take Two to Tango!: Problems with Community Property Ownership of
Copyrights and Patents in Texas, 58 Baylor L. Rev. 407, 425 (2006).
41 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 821.
42 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 820-821.
を根拠に，商標法であるランハム法を制定した43。
ランハム法の立法について，「たいていの場合連邦法は新しい権利を創出してい
ないし，コモン・ローによる商標法の成文化さえ行っていない。その代わりに，そ
れは単にコモン・ローによる商標法が連邦レベルで行使できるような仕組みを与え
ているにすぎない。なぜならば，特許条項と異なり，憲法上は特に商標法に適用で
きる条項がないからである。唯一関連する憲法上の授権は，州際通商条項である。
それは連邦議会が州際通商を規制し，かかる規定を達成するために必要かつ適正な
立法を行うことを認めている。」44と説明されている。特許および著作権の保護と異
なり，商標に関する憲法上の保護は，州際通商をめぐる問題と捉えられている。
また，企業秘密の保護については，連邦議会は，企業秘密の窃盗（theft）を防止
し，当該窃盗行為を連邦法上の犯罪（federal crime）と構成するために，経済スパ
イ法（the Economic Espionage Act of 1996）を制定した45。経済スパイ法は，各州
が規定する企業秘密法に優先しない46。
以上のとおり，特許権および著作権の保護と，商標および営業秘密の保護では，
憲法上の根拠規定が異なる。各知的財産の具体的な保護態様の違いは，各知的財産
の法的保護で述べる。
ところで，アメリカ合衆国憲法と異なり，我が国憲法は知的財産の保護に関する
規定を置いていない。「無体物の中から保護すべき利益と保護するという主体の意
思と国家（社会）権力の意思（以下「保護意思」と総称する。）が結びつけば，そ
れは保護すべき権利＝知的財産であ」47るとされるように，無体物の中から政策的
に抽出されたものが，法律上で保護される。知的財産の保護方法は，無体物，知的
財産，知的財産権に分けられ，保護をしない，民法での保護，不正競争防止法での
保護，知的財産権法での保護とステージアップすることになる48。
知的財産権は産業政策的観点から最も強力な法的保護を受ける無体物である。そ
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43 See, Id. at 821.
44 Arthur R. Miller, Michael H. Davis, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights
in Nutshell, 159 (4th ed. 2007). （Ａ・Ｒ・ミラー，Ｍ・Ｈ・デーヴィス（松尾悟訳）『アメリカ知
的財産法』123頁（木鐸社，1995年））。
45　See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 821.
46 See, Jacqueline Lipton, Balancing Private Rights and Public Policies: Reconceptualizing
Property in Databases, 18 Berkeley Tech. L.J. 773, 819 (2003).
47 清川寛『プロパテントと競争政策』８頁（信山社，1999年）。
48　清川・同上書・27頁。
の理由は，他の無体物と比較した場合，知的財産権の財産的価値に優越性があるか
らではない。知的財産権が他の無体物に比べて侵害されやすいというフリー・ライ
ドの問題を解決することにある。我が国における無対物に対する法的保護の差異は，
フリー・ライドを規律し，市場に事実として存在するインセンティヴをいかに保障
するかという点で生じている49。
（２）各知的財産の法定存続期間
各知的財産が法律上で保護される期間（法定存続期間）はそれぞれ異なる。
特許法154条（a）（２）は，「期間─ 本法に従い料金を納付することにより，上
記権限の期間は，特許発効日から始まり，米国における出願日から起算して20年後
に消滅する。…以下省略」50と規定している。特許の法定存続期間は特許発効日か
ら20年間である。
著作権法302条（a）は，「総則─ 1978年１月１日以後に創作された著作物に対
する著作権は，創作の時から存続し，以下の項に定める場合を除き，著作者の生存
期間および著作者の死後70年間からなる期間中存続する。」51と規定し，同条（c）
は，「無名著作物，変名著作物および職務著作物─ 無名著作物，変名著作物また
は職務著作物の場合，著作権は，最初の発行の年から95年間，または創作の年から
120年間のうち，先に満了する期間中存続する。…以下省略」52と規定している。著
作権の法定存続期間は，原則として，著作者の生存期間と著作者の死後70年間であ
る。著作者が事業体（entity）である場合には，公表後95年間，あるいは，創作後
120年のうち，先に満了する期間である。
商標法８条（1058条）（a）は，「個々の登録は，10年間効力を持続するものとす
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49　知的財産法制度の設計では，市場と法との役割分担を前提に，市場に完全に委ねておくべき
場合，インセンティヴ支援型，インセンティヴ創設型という３つのフリー・ライドの規律類型
がある（田村・前掲注17・14頁以下）。知的財産権は，「市場に存在するインセンティヴでは，
新しい商品等の開発のインセンティヴに不足が生じる場合がある。その際には，成果開発のイ
ンセンティヴを人工的に創設するために制度設計するという形の介入の仕方をなす必要がある」
（田村・同上書・17頁）ために，インセンティヴを法的に作出する法であり，インセンティヴ
創設型の法制度に該当する。
50　35 U.S.C. §154(a)(2). （幸田・前掲注35・242頁）。
51　17 U.S.C. §302(a). （公益社団法人著作権情報センターホームページ—外国著作権法　山本隆
司訳「アメリカ編」（http://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c3.html#302）（2014年９
月19日最終閲覧））。
52　17 U.S.C. §302(c). （山本・同上ホームページ）。
る。…以下省略」53と規定したうえで，同法９条（1059条）（a）は，「本巻第1058条
の規定に従うことを条件として，個々の登録は，所定の手数料を納付し，かつ，長
官が定める様式による出願書を提出することによって，登録日に続く連続10年の各
期間の終了時に，10年の期間について更新することができる。…以下省略」54と規
定している。商標が特定の源泉によることを特定し（identify a particular source），
商標で保護された製品を区別するために商業上で（in commerce）使われる限りは，
商標の法定存続期間は継続する55。
経済スパイ法は，営業秘密の法定存続期間を規定していない。営業秘密は，その
秘密が他者に知られることがない限りは，存在し続けるからである。営業秘密が世
間一般（public）に知られることにより，営業秘密が独立した経済的価値を失った
場合には，営業秘密を保護すべき理由がなくなり，法的存続期間が終了する。営業
秘密の存続期間は一律には確定できない56。
ところで，「知的財産法の究極の目的が，知的財産の創出ばかりではなく，その
利用を促進し産業や文化の発展を図るというところにあるのだとすれば，単に知的
財産権の保護を強化すればよいというものではなく，利用の便宜も睨んだバランス
のとれた保護が必要となる。」57とされるように，知的財産法制度は，知的財産創作者
に対するインセンティヴ効果と，知的財産の利用による産業，文化の発展との調和
を図りつつ制度設計される。各知的財産の保護とその利用との関係を踏まえて法定
存続期間は決定されることから，各知的財産の法定存続期間は必ずしも一致しない。
特許，著作権，商標の法定存続期間は，法律上で規定されている。創作者の有益
な技芸を保護する著作権と比べると，科学技術の発展と社会の要請のために，特許
の法定存続期間は20年と短期間である。また，商標保有者の利益追求活動を保護す
るために，商業上の必要性を有する限りは，商標の法定存続期間は継続することに
なる。
一方で，特許，著作権，商標の法的保護と異なり，営業秘密の保護は特殊なもの
である。営業利益が法的保護を受けるのは，営業秘密が公にされず，保有者のみが
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53　15 U.S.C. §1058(a).（特許庁ホームページ—外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国商標法
（http://www.jpo.go.jp.shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/shouhyou.pdf）（2014年９月19日最終閲覧））。
54　15 U.S.C. §1059(a). （同上ホームページ）。
55 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 822.
56 See, Id. at 822.
57 田村・前掲注17・３頁。
当該秘密を知っている場合，当該秘密の保有者のみが当該秘密を利用した活動を行
うことができる点に見出すことができる。営業秘密が世間一般に明らかにされない
限りは，営業秘密は法的に保護され続ける。
（３）各知的財産の法的保護
前述したとおり，特許権および著作権の保護と，商標および営業秘密の保護とで
は，憲法上の根拠規定が異なる。憲法上の要請を受けて，知的財産の保護に関する
立法が，連邦法（federal law）あるいは各州法（state law）でなされている。
憲法は連邦議会の権限の一つとして特許と著作権の保護を掲げている。連邦議会
は，この憲法規定にしたがって連邦法を制定している。連邦法は，法定存続期間の
排他的権利の付与を認めている58。特許については特許法，著作権については著作
権法の中で，具体的な保護態様を規定している。
商標は，連邦法と各州法によって具体的な保護態様が規定されている。前述した
とおり，商標保護に関する連邦法であるランハム法は，合衆国憲法の州際通商条項
に基づいて制定されたものであり，商標保護に対する連邦政府の権限行使の根拠法
（authoritative federal source）である。また，各州は，各州内における商標および
商標に関連する競合行為（competitive conduct related to trademarks）を規制する
ために，各州の商標法（trademark laws）を規定している59。
商標保護に対する連邦法と州法との関係については，「今日のアメリカ合衆国で
は，州のコモン・ローと法律の保護も利用できるが，連邦法であるランハム法は，
商標保護の主要な法源（primary source）である。」60と説明されている。ランハム
法は，商標保護に関する重要な法源である。
連邦法であるランハム法による商標保護と類似した，営業秘密の保護に対する包
括的な（comprehensive）連邦法は制定されていない。各州は，営業秘密の保護規
制について法律を制定している。もっとも，ほとんどの州は営業秘密の保護を認め
るために，営業秘密法律のモデル（model trade secret statute）のすべてまたは一
部分を採用し，いかなる行為が営業秘密の窃盗を構成するかを定義している61。
 営業秘密の保護について，裁判所は，営業秘密が他の知的財産と同様に無形資産
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の性質を有するとしつつも，「修正５条の収用条項（Taking Clause of the Fifth
Amendment）による保護される」62 財産権であると判示している。しかし，営業秘
密の保護に対する包括的な連邦法が制定されていないことから，営業秘密は，他の
知的財産と異なり，より伝統的な財産としての性質（traditional characteristics of
property）を持っていると考えられている63。
３　小活
特許，著作権，商標，営業秘密の各知的財産の類似点と相違点を概観した。
まず，類似点は，①抽象的な存在である知的財産は物質的な形状によって具体化
され可視化されること，②世界中で知的財産の製品化が行われていること，③知的
財産は排他的権利を有することである。各知的財産の類似点は，知的財産の無形資
産としての特徴である。
一方で，相違点は，①各知的財産の保護に関して，憲法上の根拠規定が異なるこ
と，②各知的財産の法定存続期間が異なること，③各知的財産を保護する法律が連
邦法か各州法かとの違いがあることである。各知的財産の相違点は，知的財産創作
者に対するインセンティヴと，知的財産の利用による産業，文化の発展との調和を
図るという知的財産法の目的との関係で，いかなる知的財産の保護が必要かという
点に基因した違いである。
知的財産権取引の契約解釈は，各知的財産の類似点と相違点を踏まえたものでな
ければならない。無形資産である知的財産は有形資産と異なり，可視的に把握でき
ない権利の取引であること，そして，各知的財産の保護態様の違いによって，各知
的財産の法的性質が異なることを踏まえて，契約解釈がなされなければならない。
Ⅳ　アメリカにおける知的財産権取引の課税問題—租税法と知的財産法
の調整の問題—
知的財産法は，法的保護が必要な無体物に対して，「知的財産」という法的権利
を作出するとともに，知的財産の創作から終了までを規定している。
ところで，「租税法は，種々の経済活動ないし経済現象を課税の対象としている
が，それらの活動ないし現象は，第一次的には私法によって規律されている。」64と
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62 Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986, 1004 (1984).
63 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 823.
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いう租税法と私法の関係を踏まえると，知的財産取引に対する課税は，知的財産法
上の法律構成にしたがって，租税法律関係が構築されなければならない。
本章では，アメリカにおける知的財産権取引の課税問題のうち，とりわけ，特許，
著作権，商標，営業秘密の各知的財産の類似点，相違点に着目した課税上の取扱い
とその問題点を検討する。
１　知的財産の譲渡をめぐる課税上の「譲渡」該当性の問題
（１）各知的財産の類似点に着目した課税上の「譲渡」の取扱い
アメリカでは裁判所が，知的財産取引を分析するための様々なテストを発展させ
る中で，各知的財産の実質的な類似点と相違点を調整（reconcile）しなければなら
なかった。そこで，いくつかの租税事件において，裁判所は，各知的財産の実質的
な類似点（例えば，各知的財産には独占権が付与されていること）を強調すること
によって，ある知的財産に関連して発展させた判例法を，他の知的財産に関する事
件に適用し問題解決を図った65。
初期の判例法は，ある特許譲渡（a transfer of a patent）が，内国歳入法典1221条
にいう「譲渡」（課税上の「譲渡」）（a sale for tax purposes）に該当するには，す
べての実質的な権利（all substantial rights）が移転されなければならず，そして，
移転者が受領した報酬（consideration）が特許によって保護される商品の生産，使
用，譲渡に基づいて評価される場合であっても，課税上の「譲渡」として取扱われ
るとのテストを確立していた66。
このテストは特許をめぐる租税事件で確立されたものであるにもかかわらず，裁
判所は，著作権，商標，営業秘密の移転をめぐる課税上の「譲渡」該当性を判断す
る際に，この特許譲渡に関するテストを用いた67。
著作権譲渡（copyright assignment）をめぐって，購入代金（purchase price）に
未確定支払いの形態（form of contingent payments）が用いられた場合の著作権譲
渡の課税上の「譲渡」該当性が問題となったとき，内国歳入庁は，特許譲渡の未確
定支払いと同様に解した68。
すなわち，内国歳入庁は，「特許および著作権の財産的権利（property rights）は
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68 See, Id. at 823.
実質的には類似であるから，内国歳入庁は，著作権の事件において，特許の事件で
取られている立場を採用すべきであると結論づけられる」69と判断している。
また，営業秘密の譲渡をめぐる課税上の「譲渡」該当性を分析する中でも，多く
の裁判所は，特許と営業秘密との妥当かつ重要な類似性（valid and important
similarity）に着目して，特許譲渡の分析で用いられたテストを適用した70。
裁判所は，特許と企業秘密とは異なる性質を持っており，後者の企業秘密の本質
的な要素は，無権限の営業秘密の開示を防止する権利であるが，「両者の価値は，独
占的な利用（monopolistic exploitation）に対して，特許と営業秘密が，その所有者
に付与する権利上にある。」71という重要な類似点があると判示している72。
すなわち，特許の移転者がすべての実質的な権利を移転する限りは，当該特許譲
渡は課税上の「譲渡」に該当する。これと類似して，営業秘密の譲渡者が，無権限
の企業秘密の開示を防止する権利および，すべての他者に対する営業秘密のこれ以
上の利用（further use）を防止する権利という，営業秘密の保有者の最も重要な権
利を伝える（convey）限りは，当該営業秘密の譲渡は，課税上の「譲渡」に該当す
ることになる73。
特許譲渡の課税上の「譲渡」該当性のテストは，知的財産の類似点に着目して，
著作権譲渡，営業秘密の譲渡における課税上の「譲渡」該当性の判断基準として用
いられる。
（２）各知的財産の類似点に着目した課税上の取扱いをめぐる問題
①特許譲渡と商標・商号の譲渡の類似点に着目した課税問題
しかしながら，各知的財産の類似点に着目した課税上の取扱いでは問題が生じ
る。
商標・商号（trade names）の譲渡をめぐる課税上の「譲渡」該当性を分析する
中で，裁判所は，特許譲渡で確立したテストはほとんど助けにならないにもかかわ
らず，当該テストに頼って判断を下した74。
184 専修ロージャーナル　第10号 2014. 12
69 See, Id. at 823-824. Rev. Rul. 60-226, 1960-1 C.B. 26.
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72 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 824.
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裁判所は，「著作権，特許，商標の基本的な性質は同じであるから，例えば，権
利付与を受けた者の特定の創造的才能（particular genius）に対する報酬として，
連邦政府による固定された期間（fixed period of time）における独占権の法的付与
があるが，各知的財産の一つに関連して（in connection with）付与された権利は，
法の下で同様に取扱われるべきであると思われるであろう。」75として，各知的財産
の類似点に着目して，各知的財産は法の下で同一の取扱いを受けるべきであると判
示している。
この考え方を前提にすると，特許譲渡者がすべての実質的権利を放棄した
（relinquished）限りは，特許譲渡は課税上の「譲渡」と考えられることと類似して，
商標譲渡者が重要な権利または移転された商標に関する継続の意図（continuing
interests）を保有しなかった（did not retain）限りは，商標譲渡は，課税上の「譲
渡」と考えられるべきであろうか76。
しかしながら，この考え方には問題がある。第１は，いかなる種類の（what sorts）
継続の意図の保有が，課税上の「譲渡」の取扱いを妨げるのか，という問題である。
第２は，典型的な商標・商号の譲渡では，譲渡契約（transfer agreement）の中に
様々な状況（variety of conditions）が含まれていることが少なくない，という問題
である。例えば，商標・商号の譲渡者は，当該商標・商標の何らかの営業上の支配
（operational control）を維持する（maintain）ために，契約上で一定の権限，権利
または継続の意図を保有することがある77。
この問題を解決する明確な法規定が存在しないことから，特許事件と商標・商号
事件との一般的な類似性をめぐって，商標・商号に関する権限，権利，継続の意図
を保有しているかをめぐる課税問題が，内国歳入庁と商標・商号の譲渡者との間で
生じた。そこで多くの裁判所では，商標・商号についての契約上の状況変化が，課
税上の「譲渡」の取扱いを排除するほど十分に重要であったか否かを確かめること
が求められた78。
裁判所は，地域フランチャイザー（territorial franchisors）が個人のサブフラン
チャイジー（individual subfranchisees）に対してDairy Queenのフランチャイズ
（Dairy Queen franchises）を移転した事件の判決を判例法として，課税上の「譲渡」
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と「ライセンス」を区別していた79。ところが，類似の取引をめぐる事件で，ある
裁判所は，移転者の保有する権利，権限，継続の意思からは，商標・商号の移転は，
課税上の「譲渡」に該当しないと判示した一方で，他の裁判所は，課税上の「譲渡」
に該当し，キャピタル・ゲインとして課税されると判示した80。実質的に同一の事
実関係であるにも関わらず，異なる結論に達する裁判例も少なくなかった81。
②対価支払の形態に基因した課税問題
商標・商号の譲渡に関する未確定支払い契約の影響に基因した問題がある。商
標・商号の譲渡では，特許および著作権譲渡のように，被譲渡者の対価支払は，一
定の期間上で支払われ，製造を条件とした（contingent on production）ものが多い。
問題は，未確定支払い契約（contingent payment agreement）は，課税上の「譲渡」
の性格と矛盾する（inconsistent with）か否かである82。
特許譲渡に関する未確定支払いの法的性格については，内国歳入庁は1950年に，
特許譲渡（または特許によって保護される商品を製造，利用，販売するための排他
的なライセンス）は課税上，ライセンスとして取扱われるべきであり，発明者が受
領した対価は通常所得（ordinary income）として課税されると表明していた83。５
年後の1955年，内国歳入庁は，その立場を繰り返す通達（ruling）を発していたが 84，
1958年に内国歳入庁は従来の立場を取消し，特許譲渡では，受領した対価が特許に
よって保護される商品の製造，利用，販売に基づいて評価される場合であっても，
特許の譲渡者は課税上の「譲渡」を享受して，キャピタル・ゲインとして課税され
るとの通達を発した85。
前述したとおり，未確定支払いの対価支払形態による著作権譲渡については，内
国歳入庁は，特許譲渡と同様に，課税上の「譲渡」に該当し，キャピタル・ゲイン
として課税されるとの立場に立っている。
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84 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 811. See, Rev. Rul. 55-58, 1955-1 C.B. 97.
85 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 811. See, Rev. Rul. 58-353, 1958-2 C.B. 408.
しかしながら，商標・商号の譲渡では，内国歳入庁は，特許および著作権譲渡と
同様に解さず，未確定支払いは，使用料の受領と類似した継続の経済的な意図
（continuing economic interest similar to the receipt of royalty income）があるとみ
なして，課税上の「譲渡」に該当しないと判断した86。
この問題について，裁判所の判断は分かれた。内国歳入庁の見解を踏まえて，い
くつかの裁判所は，商標・商号の譲渡に係る未確定支払いの形態がライセンス（使
用料）に類似するとして，当該支払対価は，通常所得として課税されるべきである
と判断した87。一方で，他のいくつかの裁判所は，支配されている（be controlling）
支払の形態であるとして，当該支払対価はキャピタル・ゲインとして課税されるべ
きであると判断した88。
裁判所は，①未確定支払いは，契約上の他の状況に加えて（apart from）分析す
べきか否か，②未確定支払いは，財政状態（monetary consideration）に係る単な
る形式であるか否か，③譲渡契約の期間が期限なしか否か，に重点を置いて判断を
下した89。
もっとも，商標・商号の譲渡に係る未確定支払いをめぐる問題では，特許事件と
の類似性がほとんど指針（guidance）を提供することができない。そこで，商標・
商号の譲渡に対する特別の租税法規定（specific tax rules）の立法が必要であった90。
２　各知的財産侵害に係る訴訟費用の課税上の取扱い
裁判所は，特許，著作権，商標，営業秘密の各知的財産の類似点に着目した課税
上の同一の取扱いだけを判断しているわけではない。例えば，訴訟費用の課税上の
取扱いをめぐっては，各知的財産の相違点に着目して，課税上の異なる取扱いがな
されている。知的財産侵害訴訟（intellectual property infringement actions）に係る
訴追（pursuit）や調停（settlement）で生じた（incurred）弁護士費用（attorney’s fees）
およびその他の訴訟費用（other litigation costs）の控除の可否（deductibility）をめ
ぐって，裁判所は，各知的財産で課税上の異なる取扱いを行うために，各知的財産
の実質的な相違点に焦点を当てた91。
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88 See, Moberg v. Commissioner, 310 F.2d 782, 784.
89 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 826.
90 See, Id. at 826.
91 See, Id. at 826.
内国歳入法典162条（a）は，「業務又は事業の遂行過程において（in carrying on
any trade or business）当該課税年度中に支払われ又は負担されたすべての通常か
つ必要な経費（ordinary and necessary expenses）は，控除が認められる。…以下
省略」92と規定して，当該課税年度における事業経費の控除を認めている。
一方，内国歳入法典は歴史的に，当該課税年度を越えて継続性のある資産を生み
出すための支出を「資本的支出」（”capital expenditures”）と定義して，当該課税
年度の事業経費の控除（current deduction）の範囲から資本的支出を除外し，資本
化（capitalization）することを要請している93。
一般的な事業経費の控除の考え方にしたがって，事業または利益追求（profit-
seeking）で生じた報酬（legal fees）が資本的支出に該当しない場合には，報酬は
当該課税年度で控除することができる。財務省規則は，資本的支出として控除でき
ない費用の例として，「実質的に当該課税年度を越える耐用年数（useful life）」を
もつ資産の取得費用（cost of acquiring）と，「財産に対する権原の防御または完成
（defending or perfecting title to property）に係る費用」を規定している94。したがっ
て，土地の権原を平穏に保つための訴訟に係る弁護士費用は当該課税年度で控除で
きないが，土地上に生じた賃料を徴収するための訴訟に係る弁護士費用は控除で
きる95。
当該課税年度における控除の可否を判断する中で，裁判所は，事業または利益追
求活動で生じた訴訟費用のうち，控除できない資本的支出に該当するか否かを決定
するために，訴訟費用の「請求の原因と性格」（claim’s origin and character）に
注目した96。この「請求の原因と性格」テストは単に機械的なテスト（purely
mechanical test）ではなく，訴訟提起における納税者の意図にわずかに（merely）
焦点を当てることを要求している97。
裁判所は，「関係のある議論（the issues involved），訴訟の性質と客体（the
nature and objectives of litigation），抗弁（the defenses asserted），請求した控除が
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96 See, Nguyen, Maine, supra note 21 at 826. See, United State v. Gilmore, 372 U.S. 39, 49 (1963).
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費やされた目的（the purpose for which the claimed deductions were expended），
訴訟の背景（the background of the litigation），そして議論に関連するすべての事
実（all facts pertaining to the controversy）」を考慮し，訴訟費用の法的性格を明ら
かにしたうえで，控除の可否を判断した98。
もっとも，知的財産侵害に係る訴訟費用について，当該課税年度において控除す
べきかあるいは資本化すべきかを決定する場合，裁判所が「請求の原因と性格」テ
ストを用いて判断することは簡単ではない。ならば，特許侵害，著作権侵害，商標
侵害というすべての知的財産侵害訴訟は，課税上で同一とみなされるべきか否かが
解決されなければならないからである99。
この点について，関係のある議論，訴訟の客体，当事者の抗弁が類似であるなら
ば，知的財産侵害に係る訴訟費用について，「請求の原因と性格」テストが，課税
上での類似の取扱いを決定する。一方で，知的財産侵害訴訟が一般に，ご都合主義
の議論の余地のない訴え（the unarguable appeal）であるとみなされる場合には，
事実上の固有の違い（actual inherent differences）や，訴訟に含まれる様々な権利
や救済方法の目的（purposes of the various rights and remedies involved） も無視
するとされている100。
以上を踏まえて，裁判所は，各知的財産の相違点に着目して，知的財産侵害に係
る訴訟費用の課税上の取扱いを決定した。
裁判所は一般に，特許侵害に係る訴訟費用は当該課税年度で控除できると判示し
た101。著作権侵害に係る訴訟費用についても同様に解した。ならならば，特許およ
び著作権侵害訴訟に係る訴訟費用は，逸失利益（lost profits）と損害賠償（damages）
の回復（recover）のために負担されたものであり，権原上の雲（cloud of title）を
取り除き，または，財産の所有権を防衛するものではないからである102。
反対に裁判所は，商標侵害に係る訴訟費用は当該課税年度で控除できず，資本化
されなければならないと判示した103。なぜならば，商標および商号侵害に係る訴訟
費用は，財産に対する権原の完成または保護に係る費用であり，資本的支出として
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確立された費用と類似しているからである104。
以上のとおり，知的財産侵害に係る訴訟費用については，各知的財産の相違点に
着目した課税上の異なる取扱いがなされている。
Ⅴ　結論—アメリカ租税法との比較法研究
本稿の目的は，アメリカにおける知的財産権の特徴が租税法律関係に与える影響
とその問題を明らかにし，我が国の知的財産権取引の課税問題のうち，租税法と知
的財産法の関係の問題，具体的には，租税法の解釈・適用過程で生じる知的財産権
取引に固有の問題を明らかにすることにあった。
本論で述べた，アメリカにおける知的財産の類似点，相違点に着目した課税上の
取扱いを整理したうえで，アメリカ租税法から示唆を得て，我が国の知的財産権取
引課税の在り方を以下の通り提示する。
特許，著作権，商標，営業秘密の各知的財産には類似点と相違点がある。
類似点は，①抽象的な存在である知的財産は物質的な形状によって具体化され可
視化されること，②世界中で知的財産の製品化が行われていること，③知的財産は
排他的権利を有することである。各知的財産の類似点は，無形資産としての特徴で
ある。
相違点は，①各知的財産の保護に関して憲法上の根拠規定が異なること，②各知
的財産の法定存続期間が異なること，③各知的財産を保護する法律が連邦法か各州
法かとの違いがあることである。各知的財産の相違点は，知的財産法の目的である，
知的財産創作者に対するインセンティヴ効果と，知的財産の利用による産業，文化
の発展との調和を図る中で，各知的財産の保護態様の違いで生じる。
知的財産権取引の契約解釈では，無形資産である知的財産は有形資産と異なり，
可視的に把握できない権利が取引対象であること，そして，各知的財産の保護態様
の違いから，各知的財産の法的性質が異なることを踏まえて，契約解釈がなされな
ければならない。
実際にアメリカでは，各知的財産の類似点・相違点に基づいた課税上の取扱いが
なされていた。例えば，判例法は，特許譲渡の課税上の「譲渡」該当性の判断基準
として発展させたテストを，特許と他の知的財産（著作権，商標，営業秘密）との
類似点を根拠に，他の知的財産における課税上の「譲渡」該当性の判断基準として
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用いていた。
一方で，知的財産の類似点を根拠とした各知的財産に対する課税上の同一の取扱
いには問題がある。例えば，商標・商号の譲渡をめぐる問題がある。
特許譲渡者がすべての実質的権利を放棄した限りは，特許譲渡は課税上の「譲渡」
と考えられることと類似して，商標譲渡者が重要な権利または移転された商標に関
する継続の意図を保有しなかった限りは，商標譲渡は，課税上の「譲渡」と考えら
れる。
しかしながら，いかなる種類の継続の意図の保有が，課税上の「譲渡」の取扱い
を妨げるのか，そして，典型的な商標および商号譲渡では，移転契約の中に様々な
状況が含まれていることから，同一の取扱いができるのか，という問題が生じる。
また，対価支払が未確定支払いの形態（form of contingent payments）である特
許および著作権譲渡について，内国歳入庁は，課税上の「譲渡」に該当し，キャピ
タル・ゲインとして課税されるとの立場に立っていた。一方で，商標・商号の譲渡
について，未確定支払いは使用料の受領と類似した継続の経済的な意図があるとみ
なして，課税上の「譲渡」に該当しないとの立場に立っていた。
裁判所は，商標・商号の譲渡に係る未確定支払いの形態がライセンス（使用料）
に類似するとして，当該支払対価は，通常所得として課税されるべきであると判断
する場合と，支払の形態は支配されているとして，当該支払対価はキャピタル・ゲ
インとして課税されるべきであると判断する場合があった。
未確定支払いの対価支払契約による特許および著作権譲渡と，商標・商号の譲渡
とが課税上で同一に取り扱われるべきか否かが問題となっていた。
知的財産侵害に係る訴訟費用が当該課税年度における控除できるか否かをめぐっ
ては，各知的財産の実質的な相違点に着目した課税上の取扱いがなされている。
裁判所は，特許および著作権侵害に係る訴訟費用は当該課税年度で控除できると
判断している。特許および著作権侵害で生じた訴訟費用は，逸失利益と損害賠償の
回復のために負担されたものといえるからである。反対に，商標侵害に係る訴訟費
用は当該課税年度で控除できず，資本化されなければならないと判断している。商
標および商号侵害に係る訴訟費用は，財産に対する権原の完成または保護に係る費
用であり，資本的支出として確立された費用と類似しているからである。
本稿では以上のように，アメリカでは，知的財産の類似点・相違点に着目した課
税上の取扱いがなされており，知的財産の特徴が租税法律関係の構築に大きな影響
を与えていたことを明らかにすることができた。
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ところで，アメリカと我が国とでは知的財産法制度の考え方が異なることから，
アメリカ租税法の議論を我が国の租税法の議論に直接持ち込むことができないこと
はいうまでもない。例えば，アメリカでは，合衆国憲法が，特許および著作権の保
護は連邦議会の権限の一つであると規定しており，特許および著作権に対する強力
な法的保護が与えられている。一方で我が国の憲法では，財産権の保障（29条）の
問題と捉えることができるが，知的財産保護に関する規定はない。我が国の知的財
産の保護は，無体物の中から政策的に抽出されたものを，法律上で保護するという
考え方である。また，各知的財産の具体的な保護態様は，各国の知的財産の保護の
考え方によって大きく異なる。
しかし，我が国の知的財産権取引の課税問題に対して，アメリカの知的財産取引
の課税上の取扱いから有益な示唆を得ることができることを指摘しておかなければ
ならない。
我が国の租税法では，知的財産権取引は，他の資産取引と同様に，私法上の法律
関係を前提に租税法律関係が構築される。租税法の解釈・適用過程からは，知的財
産権取引の課税問題は，事実認定の問題である私法上の法律構成（契約解釈）の問
題に集約される。
アメリカにおける知的財産の類似点，相違点に着目した課税上の取扱いの議論は，
我が国の租税法における私法上の法律構成をめぐる議論に相当する。
そこでアメリカの議論を参考に，我が国の知的財産権取引課税をめぐる知的財産
法上の法律構成（契約解釈）では，各知的財産の類似点，相違点に着目した契約解
釈がなされるべきである。無形資産として類似の特徴を持つ知的財産の相違点は，
知的財産法に基因したものであるから，知的財産の類似点，相違点に着目した契約
解釈とは，知的財産法領域の契約解釈を指している。
アメリカの知的財産権取引課税をめぐる議論を検討することにより，我が国の同
様の問題に対する解決手法に大きな示唆を得ることができたといえよう。現在我が
国では，各知的財産権の相違に着目した課税がなされておらず，知的財産権と一括
した形で課税関係が構築されている。租税法の基本原則である租税公平主義は担税
力に応じた課税を要請しており，具体的には，等しい担税力を持つ者は等しい租税
負担を負い（水平的公平），異なる担税力を持つ者は異なる租税負担を負う（垂直
的公平）ことを求めている。水平的公平＝知的財産の類似点，垂直的公平＝知的財
産の相違点と理解することによって，知的財産権取引に対する租税立法の適正性を
検証することが可能となる。アメリカ租税法の議論が今後の我が国の租税立法にお
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いて参考になる。
ただし，Internal Revenue Code（内国歳入法典）規定自体を直接に参考にするこ
とはできない。なぜならば，知的財産権の保護は各国の産業政策の問題であって，
我が国の知的財産法による法律関係とアメリカ知的財産法によるそれとが違うこと
は，当然といえるからである。
そのうえで，我が国の知的財産権取引課税の在り方は以下のとおり整理すること
ができる。
課税は私法上の法律行為を前提に行われる。知的財産権取引も同様に，まずは取
引の私法上の法律構成（契約解釈）がなされ，その法律構成に該当する租税法規定
の解釈が行われ，最後に租税法規定への適用（当てはめ）が行われる。知的財産権
取引を統制する知的財産法にしたがった適正な契約解釈がなされるべきであり，具
体的には，各知的財産の類似点，相違点に着目した契約解釈がなされるべきである。
知的財産権取引の特殊性を理由に，租税法の解釈・適用過程の原則からかけ離れ
た契約解釈や課税を行うことは許されない。租税法解釈の限界は，立法により解決
すべきである。
最後に，知的財産権取引の課税問題をめぐる今後の課題を指摘しておきたい。
本論で確認したとおり，無形資産である知的財産は，可視的に把握できない抽象
的な存在である。抽象的な存在である知的財産が物質的な形状によって具体的に表
現されることによって，人々は知的財産の存在を可視的に認識することが可能とな
る。さらに，知的財産の権利者は，知的財産によって保護された製品を世界中で簡
単に複製，製造，頒布することができることから，知的財産を具体的に表現した製
品は世界中に存在している。
知的財産権取引の課税問題の本質は，目に見えず，触れることができない抽象的
な存在であるはずの知的財産が製品を通して可視的に把握できる点にある。課税の
対象は抽象的な存在であるが，課税の場面では，具体的な製品として可視的に把握
できる。可視的に把握できる知的財産で保護される製品に注目して，有形資産と同
様の課税上の取扱いがなされていることが問題である。
同様の問題は土地上の地上権課税の問題にもあてはまる。地上権と土地が一対一
の関係であることと比較して，知的財産権と知的財産権で保護される製品は，一対
複数の関係であることが，課税問題をより複雑にしている。例えば，知的財産権の
譲渡が問題となった場合，知的財産権で保護される製品に着目し，当該製品が譲渡
されたか否かが判断され，知的財産法領域の契約解釈から離れた解釈がなされる結
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果が生じる。知的財産法領域の契約解釈は，知的財産権自体の譲渡がなされたか否
かを判断しているのである。そうすると，知的財産権取引課税では，可視的に把握
できない知的財産の評価手法を客観化することによって問題解明を図ることが今後
の課題の一つである。
以上のことを指摘して本稿の結びに代えたい。
※本稿は，公益財団法人全国銀行学術研究振興財団の2013年度研究助成に基づく研
究成果の一部である。
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